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T 418/87 

Sachverhalt und Antrãge 

Die am 10. April 1984 angeineldete und am 24. Oktober 1984 
veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 
84 104 005.8 wurde durch Entscheidung der Prüfungs-
abteilung vom 11. Juni 1987 zuruckgewiesen. 

In der Entscheidung, der die Ansprüche 2 bis 9 in dêr 
veröffentlichten Fassung sowie der Anspruch 1, eingereicht 
mit Schreiben vom 29. September 1986, zugrunde lagen, 
koninit die Prufungsabteilung zu dem Ergebnis, daB der Stand 
der Technik 

Dl EP-A-75 646 
D2 EP-A-54 405 
D3 	DE-C--580 813 

dem beanspruchten Verfahren bzw. der Vorrichtung zur 
Durchführung desselben entgegenstünde, teils wegen 
fehiender Neuheit, teils wegen fehlender erfinderischer 
Tãtigkeit des Beanspruchten. 

Mit Schriftsatz vont 2. Juli 1987, eingegangen,am 
4. Juli 1987, hat die Annielderin (Beschwerdeführerin) 
gegen diese Entscheidung unter gleichzeitiger Bezahiung 
der Gebühr Beschwerde eingelegt. 

In der am 7. Oktober 1987 eingegangenen Beschwerde-
begründung vertrat die Beschwerdeführerin die Auffassung, 
daB D2 die Bedruckbarkeit der Oberfläche zu verbessern 
bezwecke, indent auf das Papier ein Pigment und ein Binder 
aufgebracht werde. Die Erfindung habe damit nicht das 
Geringste zu tun, da erfindungsgeniaB angestrebt werde, 
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2 	 T 418/87 

eine Folie mit guter Opazitãt zu schaffen, so daB auch 
Füllstoffgehalte von über 40 % möglich seien. 

Mit Buck auf D3 stelit die Beschwerdeführerin heraus, daB 
dort in Zusammenhang mit einem Färbeverfahren ein zwei-
stufiges Verfahren bekannt sei, daB aber das anmeldungs-
gemã8e Problem weiterhin ungelöst gel, weil es nicht darum 
ginge, Papiere geringen Volurnens mit ausreichender 
Opazitàt zu erhalten. 

Im Rahmen eines Hilfsantrages beantragt die Beschwerde-
führerin die Vorrichtungsansprüche gemàB angefochtener 
Entscheidung zu streichen. 

Die Kainmer hatte mit Bescheid voxn 23. Februar 1988 
mitgeteilt, daB der Hauptantrag allein schon wegen der 
Vorrichtungsansprüche zurückzuweisen sei, da die Kaimner 
insoweit die Gründe der angefochtenen Entscheidung teile. 

Zuin Hilfsantrag fUhrte die Kammer mit Buck auf die 

D5 	DE-A-1 696 261 

aus, daB diese Druckschrift schon das zweistufige 
Einbringen von Füllstoff beinhalte, urn Dekorfolien hoher 
Opazität zu erzielen, so daB das Vorliegen erfinderischer 
Qualität beim Verfahren des Anspruchs 1 fraglich sei. 

Mit Eingabe vorn 20. Oktober 1988 legte die Beschwerde-
führerin einen Hilfsantrag II mit den Ansprüchen 1 big 7 
vor, wobei irn Anspruch 1 die maschinentechnischen Merkmale 
für das Einbringen des Füllstoffes in der zweiten Stufe 
angegeben sind, näinlich Auftragswerk, Füllstoffbecken, 
Rasterwaize, Rakel, Gegendruckwalze ... Es wurde weiterhin 
ausgeführt, daB dadurch die Porosität des Papiers gUnstig 
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beeinfluBbar sei, so daB sich das Imprâgnieren leicht 
durchführen lieBe. 

Mit Bescheid vom 20. Februar 1989 hat die Kainmer die 
Literaturstelle 

D6 "Werkstoffe der Papierverarbeitung" von 
Lehmann/Richter, Deutscher Fachbuchverlag GmbH, 
Frankfurt (Main), 1979, S. 210 bis 215 

eingeführt, uin nachzuweisen, daB das beanspruchte 
Auftragswerk gemàl3 Anspruch 1 des Hilfsantrages II 
lediglich Fachbuchwissen darstelle. 

Hierauf hatte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 
10. April 1989 die Hilfsanträge III und IV vorgelegt und 
die Auffassung vertreten, daB D5 das Füllstoffeinbringen 
zu kombjnjeren mit dem Trànken lehre; das führe zu Ent-
mischungen der Komponenteri und zu UngleichmäBigkeiten an 
der Oberflâche der beschichteten Folie. ZUrn Hilfs-
antrag III führte sie noch aus, daB dainit nunmehr 
klargestellt sei, daB der restliche Teil des Füllstoffs in 
Form eines höherwertigen Füllstoffes auf eine Seite vor 
der Imprägnierung aufgetragen werde, wogegen der Hilf s-
antrag IV auf den zweiseitigen Auftrag von Füllstoffen 
gerichtet sei, dergestalt, daB auf eine Seite ein höher -
wertiger und auf die andere Seite ein geringerwertiger 
Füllstoff aufgetragen werde. 

In der auf Antrag der Beschwerdeführerin durchgeführten 
mündlichen Verhandlung vom 2. Juni 1989 legte die 
BeschwerdefUhrerin zu Beginn der Verhandlung Anspruche 1 
bis 10 geinãB einein neuen Hauptantrag und Ansprüche geinäB 
neuem Hilfsantrag I bzw. II vor. Sie beantragte die 
Zuruckweisungsentscheidung aufzuheben und das Patent auf 
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der Basis der vorgenannten Anträge zu erteilen, wobei eine 
angepaBte Beschreibung ilu unmittelbaren Anschlu8 an die 
mündliche Verhandlung vorgelegt werde. 

Anspruch 1 gemäB Hauptantrag lautet: 

01 1. Verfahren zuin Herstellen einer Folie, insbesondere 
für die Beschichtung von Hartfaser-, Span- und 
Holzplatten durch Trànken eines einen Füllstoff wie 
Titandioxid, Kaolin oder Bariumsulfat enthaltenden 
saugfähigen Papiers mit einein Iinprãgnierinittel und 
anschlieBendes Trocknen, wobei bei der Papierher-
stellung dern Ganzstoff nur ein Teil des für eine 
ausreichende Opazität der Folie erforderlichen 
Füllstoffs zugesetzt wird, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t, daSderrestlicheTeil 
des Füllstoffs auf das Rohpapier als flie8fàhige oder 
pastôse Masse vor der Imprägnierung aufgetragen 
wird. 11  

Im einzelnen führte die Beschwerdeführerin aus, daB im 
Anspruch 1, der im Oberbegriff von D2 ausgehe, differen-
ziert werde zwischen dein Rohpapier und dem saugfähigen 
Papier; Anspruch 1 lasse of fen, ob ein em- oder ob em 
beidseitiges Beschichten erfolge, so daB die geltenden 
Ausführungsbeispiele gernä8 Fig. 1 und 2 beide vom Wortlaut 
des Anspruchs 1 abgedeckt seien. Es wurde ferner auf die 
Abkehr von bekannten Verfahrenslehren hingewiesen, weil 
gemà8 Anspruch 1 das Füllen (in zwei Stufen) abgeschlossen 
sei, wenn das Imprãgnieren erfolge. Dies brãchte neben 
wirtschaftlichen Vorteilen auch noch den Vorteil besseren 
Oberflächenaussehens mit sich. 

Nach der Beratung der Kammer teilt der Vorsitzende der 
Kammer mit, daB die Kammner beabsichtige, das Patent auf 

S 
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5 	 T 418/87 

der Basis des nunrnehrigen Hauptantrages in Verbindung mit 
einer binnen zwei Wochen nach der Verhandlung einzu-
reichenden, angepa3ten Beschreibung, in der u. a. auch der 
Stand der Technik angegeben und die zu lösende Aufgabe 
herausgesteilt sind, zu erteilen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie ist zulässig. 

Der geltende Anspruch 1 gemãB Hauptantrag basiert fast 
vollständig auf dein ursprünglichen Anspruch 1; lediglich 
bezüglich der Begriffe "Rohpapier" und "saugfähiges 
Papier" wurde eine Differenzierung im Sinne einer 
Kiarstellung vorgenoinlnen. Anspruch 1 erfüllt somit die 
Bedingungen der Artikel 123 (2) und 84 EPU. 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 10 sind ebenfalls von der 
ursprünglichen Of fenbarung gestutzt, da die Ansprüche 2 
bis 5 aus dem ursprünglichen Anspruch 7 hervorgehen bzw. 
Anspruch 6 gestützt ist auf die ursprüngliche S. 4 Z. 10 

bis 12, während die Ansprüche 7 bis 10 den ursprünglichen 
Ansprüchen 2 bis 5 entsprechen, Artikel 123 (2) EPU. 

Nãchstkommender Stand der Technik ist D5; da hieraus em 
Verfahren zum Einbringen von Füllstoff bekannt 1st, indem 
ein teilgefülltes Papier mit oberseitigem Pigmentauftrag 
versehen wird. Grundsàtzlich wird das Papier noch 
imprãgniert und anschlieBend getrocknet. Diesen Sachver- 
halt gibt der Oberbegriff des Anspruchs 1 zutref fend 
wieder, Regel 29 (1) (a) EPU, so daB insoweit keine 
formalen Bedenken gegen Anspruch 1 gemàB Hauptantrag 
bestehen. 
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Zur Frage der Patentfähigkeit ist zunächst festzuhalten, 
daB der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenuber Dl bis D6 neu 
ist. Dies folgt schon daraus, daB die beanspruchte Reihen-
folge von Verfahrensschnitten keiner der Entgegenhaltungen 
entnehmbar ist, da stets das Imprägnieren des Papiers mit 
dem Einbringen des restlichen Füllstoffes konibiniert ist, 
vgl. z. B. D5 Beispiel 2 bzw. Anspruch 1, wâhrend beim 
Gegenstand des Anspruchs 1 eine kiare Trennung dieser 
Verfahrensschritte vorgenommen wird, indem erst der rest-
liche Füllstoffanteil auf das Rohpapier aufgetragen wird 
und dann erst das Imprãgnieren erfolgt, vgl. Kennzeichen-
teil des Anspruchs 1. 

Die Prüfung, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 durch den 
zur Verfügung stehenden Stand der Technik mm Sinne von 
Artikel 56 EPU nahegelegt wird, ergibt folgendes: 

4.1 	Beini Gegenstand der D5 ist das Einbringen des restlichen 
Füllstoffs zum einen verknupft mit dem Imprägnieren (hart-
bares Harz), zuni anderen wird nach dem Imprägnieren em 
weiterer Oberflachenauftrag aus Melaminharz, Pigment und 
Plastifizierungsiuittel vorgenonunen. Allein eine Seite des 
Papiers wird dainit in drei Stufen behandelt (Vorimprägnie-
ren bzw. Pigmentauftrag - Trocknen - weiterer Füllstof f-
auftrag mit weiterem Imprägnieren kombiniert), während 
dies beim Gegenstand des Anspruchs 1 in zwei Stufen 
erfolgt und zwar in anderer Reihenfolge. 

Durch das sofortige kombinierte Zugeben von Füllstoff und 
Imprägniermittel beiin Gegenstand der D5 treten Schwierig -
keiten auf. Der Füllstoff hat nämuich die Tendenz sich 
abzusetzen, was selbst beim Umwälzen inittels Pumpe zu 
ungleichinàBigein Oberflächenaussehen des Papiers führt, da 
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auch ein spàteres Abquetschen mittels Dosier- oder 
Quetschwalzen die GleichmàBigkeit der Mischung aus 
Iinprägniermittel und Füllstoff (Pigmenten) nicht 
garantieren kann. Hinzu koinint die Tendenz, daB das 
Imprägniermittel (Harz) schneller in das Rohpapier 
eindringt als der Füllstoff, so daB sich auch insoweit 
Bedingungen einstellen, die em ttwolkiges  Aussehen" des 
behandelten Papiers zur Folge haben. Da dies auch noch zu 
varibaler Opazität des Fertigproduktes führt, ist dies 
unzulassig. 

	

4.2 	Zu berücksichtigen ist ferner, daB die Papiermasse liii 
Verhältnis zum Füllstoff teuer 1st. Für den Fachmann liegt 
es inithin tendenziell nahe, Opazität mit hohem Füllstoff-
anteil des Endproduktes zu erzielen. Andererseits gibt es 
natürliche Grenzen für den Papierhersteller, da in das 
Rohpapier nicht beliebig viel Füllstoff einbringbar ist. 
Ein Füllstoffgehalt von 30 % wird bereits als obere Grenze 
angesehen. Bei Papieren mit geringem Papiervolumen reicht 
ein derartiger Füllstoffanteii indes nicht aus, eine 
genügende Opazität zu erzielen. 

Die Aufgabe der Erfindung ist es somit, mit weniger groBem 
verfahrenstechnischen Aufwand zu einem besseren Produkt zu 
kommen. 

	

4.3 	Diese Aufgabe 1st bei einem gattungsgemäBen Verfahren 
durch die kennzeichnenden Merkinale des Anspruchs 1 dadurch 
gelöst, daB das teilgefüllte Rohpapier durch den Auftrag 
einer flieBfãhigen oder pastósen Masse mit dem restlichen 
Füllstoff versehen und daB im AnschluB daran das 
Iinprägnieren vorgenoutmen wird. 

	

4.4 	Damit wird die Wirkung erzielt, daB der Füllstoff in der 
Phase des Auftragens auf das Rohpapier gleichinàBig in 

02356 	 . . . / . . 
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dieses eindringen kann; eine Entinischung kann in dieser 

Phase nicht auftreten, da das Imprägniermittel erst irn 

AnschluS an das Füllstoffauftragen erfolgt. Eine weitere 

Folge des erfindungsgemasen Verfahrens nach Anspruch 1 ist 

die Ruckwirkung auf den Verbrauch an Imprägniermittel. 

Dadurch, daB die Oberfläche des Papiers mit dern restlichen 

zur Erzielung ausreichender Opazitàt des Papiers erforder-

lichen Füllstoff versehen ist, geht ein geringerer Ver- 

brauch an teurein Iinprägniermittel einher, so daB das 

beanspruchte Verfahren nicht nur mit geringerem Papier- 

volumen, sondern auch mit weniger Iinprägniermittel 

auskomint, urn ein genügend opakes Papier zu erzielen. Irn 

ubrigen kann in der zweiten Stufe des Füllens das 

nachgeholt werden kann, was der Papierinacher nicht 

realisieren konnte (30 % Füllstoff als Obergrenze). 

4.5 	Ausgehend von D5 gibt der vorliegende Stand der Technik 

selbst unter Einbeziehung fachinännischer Uberlegungen 

keinen urnnittelbar verwertbaren Hinweis, urn zurn Verfahren 

nach Anspruch 1 zu gelangen. 

4.5.1 Die von der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Ent-

scheidung in den Vordergrund gesteilten Druckschriften D2 

und D3 sind gattungsfremd. D2 ist auf die gute Bedruck-

barkeit von Dekorfolien abgestellt; in diesein Zusanunenhang 

wird ein fünfstufiger Verfahrensablauf vorgeschlagen, vgl. 

deren Anspruch 1, wobei in Stufe 2 Pigment und Binder 

aufgebracht und in Stufe 3 das Bedrucken der Folie 

vorgenominen wird. Allein hieraus erheilt, daB D2 mit der 

Problenistellung vorliegender Anineldung keinen Berührungs-

punkt hat. Ahnhich liegt der Fall beiin Gegenstand der D3, 

die ein Fàrbeverfahren zurn Inhalt hat, welches z. B. in 

zwei Stufen durchgeführt wird, indem man Papier, sei es in 

der Masse oder bereits auf dern Papiermaschinensieb, 

vorfàrbt (1. Stufe) und dann anschlieBend fertigfärbt (2. 
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• Stufe). Ziel der dortigen Erfindung ist es, "schône, satte 
und auch echte Fàrbungen" zu erzielen. Der Aspekt des 
Opazierens erscheint in D3 an keiner Stelle expressis 
verbis und nach Auffassung der Kainmer auch nicht bei 
"fachrnännischer Auslegung". 

Die Kainmer ist deshaib der Auffassung, daB von D2 und D3 
keine Anregung zur Auffindung des Verfahrens nach 
Anspruch 1 ausgehen konnte, weil es dabei nicht nur urn das 
Einbringen von Füllstoff in zwei Stufen geht, sondern auch 
daruin, wann in diesein Zusammenhang das Irnprãgnieren 
erfolgt bzw. wie der FUllstoff in der zweiten Stufe 
aufgebracht wird, näinlich als flieBfähige oder pastöse 
Masse und zwar auf Rohpapier. 

4.5.2 Ohne wesentlichen Bezug zuni beanspruchten Verfahren ist 
auch Dl, bei deren Gegenstand es urn die Herstellung von 
genoppten Dekorfolien geht. Ii einzelnen wird dabei u. a. 
eine hitzeschäurnbare Zwischenschicht auf das Papier 
aufgebracht, durch Zugabe von Lösungsrnittel zurn Schwellen 
gebracht und durch Bürsten abgetragen, so daB die 
gewunschten Vertiefungen in der Folie entstehen. 

Die weiter zu berücksichtigende D4 begrif ft die Verzierung 
von opakem Papier und setzt das Endprodukt des Verfahrens 
nach Anspruch 1 bereits voraus. Allein daraus folgt, daB 
hieraus keine Anregung zur Auffindung des Verfahrens nach 
Anspruch 1 ausgehen konnte. 

4.5.3 D6 wurde seitens der Kainrner in das Verfahren eingeführt, 
allerdings ausschlieBlich unter deni Blickwinkel der 
vorrichtungsgeinäBen Merkrnale des Füllstoffauftragens in 
der zweiten Stufe. Zunãchst ist festzuhalten, daB 
VorrichtungsansprUche mm geltenden Schutzbegehren gemäB 
Hauptantrag vollständig fehien und daB auch Anspruch 1 
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desselben keinerlei Angaben daruber inehr enthàlt, wie und 

mit weichen Hilfsmitteln der Füllstoff auf das Rohpapier 

aufgebracht wird. Ein Hinweis auf die anmeldungsgemãBe 

Problematik des Opakmachens von Rohpapier unter der 

Vorausetzung geringen Papiervolumens und geringem 

Imprägniermittelverbrauches war D6 ohnehin nie 

entnehmbar. 

4.5.4 Zusanunenfassend folgt nach Auffassung der Kammer, daB die 

in Anspruch 1 angegebene Lösung der gestellten Aufgabe 

angesichts der Tatsache einer vont vorliegenden Stand der 

Technik abweichenden Problematik sich nicht in nahe-

liegender Weise aus diesem Stand der Technik herleiten 

laSt und daher als auf einer erfinderlichen Tatigkeit 

beruhend anzusehen ist, Artikel 56 EPU. Anspruch 1 nach 

dent Hauptantrag ist mithin gewährbar, Artikel 52 (1) EPU. 

4.5.5 Auf die Hilfsanträge I und II gemäB mündlicher Verhandlung 

vor der Kaininer ist demnach nicht mehr einzugehen. 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 10 geinäB Hauptantrag haben 

weitere Ausbildungen der Vorrichtung nach Anspruch 1 zum 

Inhalt, Regel 29 (3) EPU. Gegen sie bestehen ebenfalls 

keine Bedenken. 

Die Beschreibung vom 5. Juni 1989 ist an das Schutz-

begehren gemãB Hauptantrag angepaSt und entspricht mm 
wesentlichen den Vorschriften des EPTJ, Regel 27 EPU 

insbesondere. Sie kann daher als Grundlage für die 

Erteilung eines Patents dienen. Auf S. 2 Z. 5 v.u. wird 

"DE-OS" geändert in "DE-A-" und auf S. 3 Z. 9 richtig-

gestelit in "Porositát". In S. 7 Z. 2 muB es richtig 

lauten "Auftragswerken 2 bzw. 15". 
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Entscheidungs for-mel 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufcjehoben. 

Die Sache wird an die er-ste Instanz zu::ückverwiesen mit 

der Auflage, das Patent auf der Grundlage folgender 

Unterlagen zu erteilen: 

- 	 Patentansprüche 1 bis 10, überreicht in der 

mündlichen Verhandlung vom 2. Juni 1989 

(Hauptantrag) 

- 	 Beschreibung Seiten 1 bis 5 vom 5. Juni 1989 und 

Seiten 5/6 (neu 6/7) der veröffentlichten Anmeldung 

- Figure~p 1 und 2, eingereicht mit Schreiben vom 

25. Februar 1987. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

J. RUckerl 
	 P. Delbecque 
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